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Anmelder 

JUELICH ENZYME PRODUCTS GMBH et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 9 Blatter einschlieBlich dieses Deckbfatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derates elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derydie ein Sequenzprotokoll und>bder die dazugehorigen Tabellen enthalt^nthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). •-■•* ; : . - . 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. 




□ 


Feld Nr. 


II 




Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 


El 


Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


El 


Feld Nr. 


VII 




Feld Nr. 


VIII 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-36 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

das Sequenzprotokoll in der Beschreibung, Seiten 

1-5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-40 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



S einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden . 
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Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 

IS Anspruche Nr. 6, 7, 16-19 und teilweise Anspruch 15 
Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. 1-8 and 20 beziehen sich 
auf den nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden 
braucht (genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

S Fur die obengenannten Anspruche Nr. 6, 7, 1 6-19 und teilweise Anspruch 15 wurde kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- undfoder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

S siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 



1 . Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


3-5, 8-14 




Nein: 


Anspruche 


1,2, 15, 20-40 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


3-5, 8, 9 




Nein: 


Anspruche 


1,2, 10-15, 20-40 


Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-5, 8-15, 20-40 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll .. 

Fortsetzung von Feld Nr. I, Punkt 2: 

1. Hinsichtlich der Nucleotide und/bder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

El Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

13 in schriftlicher Form 

13 in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

S in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

S bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche und/oder Prufung eingereicht 
13 bei der Behorde als Anderung eingegangen am 

2. Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls undybder einer dazugehorigen Tabelle 
eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassuog ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie ninausgeht, vorgelegt worden. 

3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 
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Dokumente 



Fur diesen schriftlichen Bescheid werden die Dokumente des internationalen 
Recherchenbericht (ISR) in der dort angegebenen Reihenfolge mit D1-D7 
abgekurzt. Der ISR ist von dieser Behorde erstellt worden. 



Zu PUNKTI 



(Grundlage des Bescheids) 



Die ursprunglich eingereichte Anmeldung enthalt 5 Seiten Sequenzprotokoll (10 
Sequenzen). 



1 Fur den Gegenstand von Anspruchen 6. 7. 16-19 und teilweise Ansoruch 15 
wurde kein internationaler Recherbericht erstellt. Fur den im Recherchenbericht 
nicht erfaBten Gegenstand wurde folglich keine internationale vorlaufige Prufung 
durchgefiihrt (Regel 66.1(e) PCT): 

2 Anspruch 6 umfasst alle Oxidoreduktase, dadurch gekennzeichnet, dass "70 oder 
80% identische Aminosauren zu der Aminosauresequenz von SEQ ID NO:9 sind", 
zusatzlich dadurch gekennzeichnet, dass sie 1-40 Aminosauren zusatzlich oder 1- 
40 Aminosauren weniger aufweist: Erstens ist voliig unklar welche Sequenzen 
unter diesen Anspruch fallen (Art. 6 PCT). Zweitens ist nur eine begrenzte Anzahl 
solcher Oxidoreduktasen vollstandig offenbart (Art. 5 PCT) und durch die 
Beschreibung gestiitzt (Art. 6 PCT). Daher ist eine sinnvolle Recherche und 
Prufung fur diesen Anspruch nicht moglich. Das Gleiche gilt fur Anspruch 7 . 

3 Anspruch 15(c^ bezieht sich auf ein Polynukleotid, welches sich auf Grund der 
Degeneration des genetischen Kodes von den Polynukleotiden gemaB 
Anspruchen 15(a) und (b) unterscheidet. Der Verweis auf die Degeneration des 
genetischen Kodes macht nur dann Sinn, wenn das Protein, fur welches das 
Polynukleotid kodieren soil, durch seine exakte Aminosauresequenz definiert ist. 
Dies ist jedoch in den Anspruchen 1 5(a) und (b) nicht der Fall (keine 
Aminosauresequenz angegeben, Begriff "hybridisiert"). Daher ist eine sinnvolle 
Recherche und Prufung fur den Gegenstand von Anspruch 15 (c) nicht moglich 
(Art. 6 PCT). 



Zu PUNKT III 



(Keine Erstellung eines Gutachtens) 
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4 In Anspruch 16 wird versucht die DNA-Sequenz uber ein Enzym zu definieren, 
welches aber im Anspruch nicht durch seine Aminosauresequenz definiert ist. Es 
ist vollig unklar, um welche DNA-Sequenzen es sich handelt. Der Anspruch wird 
sogar noch unklarer durch die Wortwahl "70%...". Aus diesem Grund ist fur den 
Gegenstand der Anspruche 16 und 17 keine sinnvolle Recherche und Prufung 
moglich (Art. 6 PCT). 

5 Es ist vollig unklar, um welche DNA-Sequenzen durch Anspruch 18 definiert 
werden ("Teile oder mehrere Teile"). Aus diesem Grund ist fur den Gegenstand 
der Anspruche 18 und 19 keine sinnvolle Recherche und Prufung moglich (Art. 6 
PCT). 

Zu PUNKT V (Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbl. Anwendbarkeit) 

1 Zusammenfassung der Anmeldung 

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist im Wesentlichen eine NADH- 
abhangige S-spezifische Oxidoreduktase mit einer Aminosauresequenz gemaB 
SEQ ID NO:9. 

2 Neuheit (Art. 33(2) PCT) 

2.1 Der Gegenstand von Anspruchen 3-5 und 8-14 ist der Offentlichkeit durch den zur 
Verfugung stehenden Stand der Technik nicht zuganglich gemacht worden und 
kann daher als neu betrachtet werden. 

2.2 Der Gegenstand der Anspruche 1.2. 15 und 20-40 erfullt nicht die Anforderungen 
von Art. 33(2) und 33(3) PCT. 

2.3 D1 (W09318138), D2 (WO020861 26), D3 (Jones et al.), D4 (Xie et al.), D5 
(Schutte et al.), D6 (Cannio et al.) und D7 (Bayer et al.) offenbaren bereits NADH 
abhangige S-spezifische Carbonyl-Reduktasen (siehe auch S. 1, Z. 20-S. 2, Z. 2 
dieser Anmeldung). Anspruche 1 und 2 sind daher in der gegenwartigen Form 
unter Art. 54 EPU nicht gewahrbar. 

2.4 Die Anmelderin wird darauf hingewiesen, daB die Herkunft einer Sequenz 
(Mensch, Maus oder wie in Anspruch 2 "Hefen der Gattung Pichia oder Candida") 
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nicht verwendet werden kann, um Neuheit gegenuber bekannten Sequenzen 
herzustellen, welche die gleichen strukturellen Merkmale und die gleiche Aktivitat 
aufweisen. Fur den Fachmann ist es z.B. nicht ersichtlich, ob eine NADH- 
abhangige S-spezifische Carbonyl-Reduktase per se aus Pichia capsulata, 
Candida parapsilosis oder Rhodococcus erythropolis stammt. 

2.5 Jede bekannte Nukleotidsequenz, welche fur eine NADH-abhangige S-spezifische 
Carbonyl-Reduktase kodiert, ist neuheitsschadlich fur den Gegenstand von 
Anspruch 15(bV Diese bekannten Polynukleotide hybridisieren alle mit den in 
Anspruch 15(a) definierten Sequenzen. Es sei darauf hingewiesen, daB der 
Begriff "stringent" relativ ist. Daher kann der Gegenstand der Anspruche 20-22 
zum gegenwartigen Zeitpunkt ebenfalls nicht als neu angesehen werden. 

2.6 Die Verfahren gemaB den Anspruchen 23-40 konnen nicht von den Verfahren in 
D1 (W09318138) und D2 (WO02086126) unterschieden werden. Der 
Gegenstand dieser Anspruche kann daher nicht als neu angesehen werden. 

3 Erf inderische Tatigkeit (Art. 33(3) PCT) 

3.1 Der Gegenstand der Anspruche 3-5. 8 und 9 ergibt sich nicht in naheliegender 
Weise aus dem zur Verfugung stehenden Stand der Technik und erfullt daher die 
Erfordernisse von Art. 33(3) PCT, 

3.2 Der Gegenstand der Anspruche 10-14 erfullt nicht die Anforderungen von Art. 
33(3) PCT. 

3.3 Der Gegenstand von Anspruchen 10-12 ("Fragmente") tragt nicht zur 
erfinderischen Losung der dieser Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe bei 
(Bereitstellung einer weiteren Oxidoreduktase mit hoher Enantionselektivitat (S- 
spezifisch) und hoher Stabilitat gegenuber organischen Losungsmitteln (siehe S. 
3, Z. 25-27)). Die Aufgabe der Anmeldung wird durch den Gegenstand der 
Anspruche 10-12 nicht gelost. 

3.4 Das gleiche Argument gilt fur die Anspruche 13 und 14 . welche sich auf eine 
Oxidoreduktase gemaB SEQ ID NO: 10 beziehen. Bei der Sequenz gemaB SEQ 
ID NO: 10 handelt es sich nicht um eine Oxidoreduktase, sondern lediglich um ein 
12-Aminosauren langes Fragment einer Oxidoreduktase, welches nicht die 
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definierte Funktion ausubt (siehe auch S. 4, Z. 18-23). 
4 Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT) 

Anspruche 1-5. 8-15 und 20-40 erfullen die Anforderungen von Art. 33(4) PCT. 



Aufgrund der Vielzahl unabhangiger Anspruche mangelt es der Anmeldung 
insgesamt an Knappheit (Regel 6.1(a) PCT). 



In Anspruch 1 werden Oxidoreduktasen definiert, welche eine Carbonylverbindung 
zur entsprechenden (S)-Hydroxyverbindung reduzieren. Die Aktivitatsmessung 
gemaB abhangigen Anspruch 4 steht dazu im Widerspruch, da hier eine (R)- 
Hydroxyverbindung und nicht, wie im unabhangigen Anspruch 1 definiert, eine (S)- 
Hydroxyverbindung entsteht. 



Zu 



PUNKT VII 



(Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung) 



Zu 



PUNKT VIII 



(Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung) 
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